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hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 6. Juni 2000 durch die Prasidentin Sedemund-Treiber als Vor-
sitzende sowie die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Frowein,

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. lhsen und Dr. Hacker

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klagerin tragt die Kosten des Verfahrens.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung des Beklagten in Hohe

von 8.000,-- DM vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des am 12. Juli 1988 unter Inanspruchnahme der Prioritat
der deutschen Voranmeldung P 37 23 792.6 vom 15. Juli 1987 angemeldeten und
mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten
europaischen Patents 0 299 909 (Streitpatents), das vom Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nummer P 38 88 414 gefuhrt wird und eine Raumdecke aus

Metallplatten betrifft.

Das Streitpatent umfal3t elf Patentanspriiche. Patentanspruch 1 hat in der Verfah-

renssprache Deutsch - ohne Bezugszeichen - folgenden Wortlaut:

"Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion fir diese beste-
hende Raumdecke, die von einem Heiz- oder Kihimedium durch-
strombare rohrformige Leitungen zur Erzielung gewtnschter
Temperaturwerte innerhalb des Raumes tragt, dadurch gekenn-
zeichnet, dal3 die rohrférmigen Leitungen als flexible R6hrchen
ausgebildet sind, die mattenférmig zusammengefal3t lose auf den

Metallplatten direkt aufliegen."”



Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 riickbezoge-

nen Patentanspriiche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Die Klagerin macht geltend, daf3 der Gegenstand des Streitpatents nicht neu sei
und auch nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhe. Sie beruft sich hierzu insbe-

sondere auf die Entgegenhaltungen

DE-AS 1 033 878 (DO = Anlage K 5) sowie
DE-PS 31 24 048 (D3 = Anlage K 6).

Des weiteren nennt sie verschiedene Artikel aus Fachzeitschriften und Blchern
nach den Anlagen K2 bis K4.

Sie macht ferner geltend, dal3 das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und

vollstandig offenbare, dal’ ein Fachmann sie ausfiihren kénne.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 299 909 mit Wirkung fiir das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren,

hilfsweise,

das Gutachten eines Sachverstandigen einzuholen zu den Fra-

gen:

1. Welche Warmemenge kann Uber Kapillarréhrchen, die
auf einer Metalldecke lose aufliegen, pro Flacheneinheit

Ubertragen werden?



2. Inwieweit ist die unter Ziffer 1 Ubertragene Warme-

menge nachweisbar?

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen.

In der mindlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, daf3 als weite-

rer Stand der Technik die im européischen Prifungs- und Einspruchsverfahren

bertcksichtigte

DE-OS 35 46 406 (D1)

in Betracht kommt.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit und der
mangelnden Offenbarung der Erfindung (Art Il § 6 Abs 1 Nr 1 und Nr 2 IntPatUG,
Art 138 Abs 1 lit a in Verb. mit Art 52 ff. EPU, Art 138 Abs 1 lit b EPU) geltend

gemacht werden, ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

1. In der Streitpatentschrift ist einleitend unter Bezugnahme auf bekannte Raum-
decken zum Beheizen oder Kiihlen eines Raumes, die einzelne Metallplatten und
Rohre fur den Durchlauf eines Heiz- oder Kiihimediums aufweisen, als nachteilig

dargelegt, dal3 die Montage derartiger Decken aufwendig sei und die Gefahr von



Undichtigkeiten bestehe. AulRerdem sei die fur eine hohe Warme- bzw. Kihlwir-
kung notwendige mdglichst gleichmaliig feste und gut warmeleitende Verbindung
zwischen den Rohren und den Metallplatten schwierig zu realisieren. Eine solche
Verbindung sei insbesondere fir den Fall der Kiihlung wichtig, da hier die Tempe-
raturdifferenzen relativ gering sein muften, um die Gefahr einer Schwitzwasser-

bildung auszuschliel3en.

2. Hiervon ausgehend soll das Streitpatent das Problem l6sen, eine aus Metall-
platten und einer Tragekonstruktion fir diese bestehende Raumdecke zu schaf-
fen, die von einem Heiz- oder Kiihimedium durchstrombare rohrférmige Leitungen
zur Erzielung gewinschter Temperaturwerte innerhalb des Raumes tragt, sich
einfach montieren lal3t und auch spatere Reparatur- oder Wartungsarbeiten ohne
Schwierigkeiten ermdglicht, wobei trotzdem eine hohe Heiz- bzw. Kuhlwirkung

erreicht wird (Streitpatentschrift Sp 1 Zeile 56 bis Sp 2 Zeile 7).

3. Hierzu lehrt der erteilte Patentanspruch 1, in Einzelmerkmale aufgegliedert

- ohne Bezugszeichen -, eine

1. aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion fir diese bestehende
Raumdecke,

2. die von einem Heiz- oder Kiihimedium durchstrémbare

3. rohrférmige Leitungen tragt

4. zur Erzielung gewlnschter Temperaturwerte innerhalb des Raumes;

5. die rohrformigen Leitungen sind als flexible R6hrchen ausgebildet,

6. die mattenférmig zusammengefal3t sind,



7. die lose auf den Metallplatten aufliegen

8. und die direkt aufliegen.

Der von der Klagerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzureichenden

Offenbarung liegt nicht vor.

Das Streitpatent befal3t sich mit einer ua aus Metallplatten bestehenden Raum-
decke zum Beheizen oder Kuhlen eines Raumes, die von einem Heiz- oder Kihl-
medium durchstrémbare rohrférmige Leitungen zur Erzielung gewlnschter Tem-
peraturwerte innerhalb des Raumes tragt. Bei einer solchen Raumdecke ist ein
guter Warmeiibergang vom Heiz- oder Kilhimedium utber die Leitungswandungen
und schlieBlich zu den Metallplatten anzustreben, um eine hohe Heiz- bzw. Kihl-

wirkung zu erzielen (vgl Streitpatentschrift Sp 1 Zeilen 10 ff und Zeilen 56 ff.).

Durch das Streitpatent ist dem Fachmann - einem Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung
Heizungstechnik bzw Heizungs- und Klimatechnik, der Gber Erfahrungen im Bau
von Deckenstrahlungsheizungen bzw - Kuhleinrichtungen verfugt - die Erfindung

so deutlich und vollstéandig offenbart, dal? er sie ausfiihren kann.

Der die Streitpatentschrift lesende Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1,
dal3 die von einem Heiz- oder Kihimedium durchstrémbaren rohrférmigen Leitun-
gen nach Merkmal 5 als (Einzel-)R6hrchen ausgebildet sein, dh einen sehr gerin-
gen Rohrdurchmesser aufweisen sollen. Er entnimmt dem Merkmal weiter, dal3
die Rohrchen flexibel sein missen. Das lose Aufliegen auf den Metallplatten ge-
malfd Merkmal 7 besagt fir den Fachmann, dal3 die R6hrchen nicht durch zusatzli-
che Mittel gehalten oder angedriickt werden sollen, zB durch Halter oder Klam-
mern. Das Merkmal sagt auch aus, dal3 zwischen den Rohrchen und den Metall-
platten keine feste Verbindung, wie zB durch Verklebung, gegeben sein soll. Das



direkte Aufliegen (Merkmal 8) besagt nach dem Verstandnis des Fachmanns, dal3
ein unmittelbarer Kontakt zwischen Rdhrchen und Metallplatten bestehen und
demzufolge zwischen Rohrchen und Metallplatten keine weitere Materiallage, zB
Vlies, eingelegt werden soll. Die mattenformige Zusammenfassung nach Merk-
mal 6 bedeutet, dalR eine Anzahl von Ro6hrchen zu einer flachigen

- zweidimensionalen - Einheit bestimmter Grofe zusammenzufassen ist.

Ein guter Warmeubergang zwischen den Rdéhrchen und den Metallplatten findet
nach der Offenbarung der Streitpatentschrift dadurch statt, daf3 die Réhrchen di-
rekt auf den Metallplatten aufliegen (Streitpatentschrift Sp 3 Zeilen 18 ff). Der die
Schrift lesende Fachmann erkennt, dal3 nach der Lehre des Anspruchs 1 der Grad
der Flexibilitat in der Weise zu wahlen ist, dal3 die Rohrchen allein durch ihr
Gewicht, und zwar Eigengewicht und Gewicht der in ihnen enthaltenen Heiz- bzw
Kuahlflissigkeit, so aufliegen, dald tber einen mdglichst grofen Anteil an
Rohrchenlédnge eine Bertuhrung von Réhrchen und Metallplatten gewahrleistet ist.
Ein im Hinblick auf diese Anforderungen geeignetes Material fir die Réhrchen
auszuwahlen und die R6hrchenabmessungen (Durchmesser) festzulegen, liegt im
Griffbereich des Fachmanns. Im Ubrigen kann der Fachmann auf die Angaben in
Anspruch 2, in dem Kunststoff als Material genannt ist, und auf die Angaben in
Sp 2 Zeile 55 und Sp 3 Zeile 14 der Streitpatentschrift zurtickgreifen, wonach der

Durchmesser der R6hrchen etwa 2 mm betragen soll.

Die Streitpatentschrift versetzt den Fachmann somit ohne weiteres in die Lage,
eine funktionsfahige Raumdecke aus Metallplatten zum Beheizen oder Kihlen ei-

nes Raumes nach der Erfindung aufzubauen.



Der Gegenstand des Streitpatents ist patentfahig.

1. Die Raumdecke nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ist neu.

a) Das gilt zunachst im Hinblick auf die von der Klagerin in den Vordergrund ihres
Vortrags gestellte Raumdecke nach der DE-AS 1 033 878 (D0). Zwar weist diese
Raumdecke die Merkmale 1 bis 4 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents auf (s.
Anspruch 1 der Entgegenhaltung in Verbindung mit Fig 1 und 11 und zugehdriger
Beschreibung). Dariiber hinaus sind auch die Merkmale 7 und 8 verwirklicht, denn
die Rohre liegen, wie sich aus Sp 3 Zeilen 22 ff dieser Entgegenhaltung ergibt, mit
ihrem Eigengewicht in den Rinnen aus Blech und damit lose auf den Metallplatten
auf. Sie liegen auch direkt auf; ein zwischen den Rohren und den Blechen bzw
Rinnen angeordnetes Teil ist nicht gezeigt oder beschrieben.

Nicht realisiert sind aber die Merkmale 5 und 6. Nach der Offenbarung der Entge-
genhaltung sollen eiserne oder kupferne Heizrohre bzw. Heiz- oder Kuhlrohre
(DE-AS 1 033 878 (D0) Sp. 3 Zeilen 2, 22 f.) eingesetzt werden, die nicht flexibel
im Sinne der Lehre des Streitpatents, sondern starr sind. Die Rohre sollen nach
Sp. 2 Zeile 26 der Entgegenhaltung als genau geteilte - d.h. in ihrem Abstand zu-

einander genau festgelegte - Rohre in Registerform angeordnet sein.

b) Bei der Raumdecke nach der DE-OS 35 46 406 (D1) sind alle Merkmale des
Anspruchs 1 verwirklicht bis auf das Merkmal 5, wonach die rohrférmigen Leitun-

gen als flexible R6hrchen ausgebildet sind.

Fir die in den Fig 1 und 2 der DE-OS 35 46 406 gezeigte Deckenstrahlungshei-
zung sind u.a. Platten aus Metall vorgeschlagen (Anspruch 1). Rohrférmige Lei-
tungen 1 sind in Fig 1 im Querschnitt gezeigt. Diese Leitungen sind in einem
Stegdoppelband aus Kunststoff in einer geschlossenen Matte und insoweit
mattenférmig zusammengefal3t (Merkmal 6). Nach Fig 1 und Anspruch 1 Zeile 6



liegt das Stegdoppelband lose und direkt auf den Metallplatten auf (Merkmale 7
und 8). Die rohrformigen Leitungen sind als durchlaufende Kanale in dem
Stegdoppelband verwirklicht. Sie sind jedoch nicht, wie in Merkmal 5 beansprucht,

als flexible Rohrchen ausgebildet.

c) Aus der DE-PS 31 24 048 (D3) schliellich ist zwar ein Rohrleitungsgeflecht mit
rohrférmigen Leitungen bekannt, die - insoweit entsprechend Merkmal 5 - als fle-
xible Rohrchen ausgebildet sind (s. Anspruch 1 und Sp. 4 Zeilen 35 f. in Verbin-
dung mit Figur 1 dieser Entgegenhaltung). Im dbrigen betrifft diese Schrift aber
keine aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion fiir diese bestehende Raum-
decke (Merkmal 1), sondern ein Rohrleitungsgeflecht fur die Warmwasser-
Flachenheizung von FuRbdden oder Wanden. Deswegen fehlt hier ua das
Merkmal 7 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, wonach die rohrférmigen

Leitungen lose auf den Metallplatten direkt aufliegen.

d) Den in den Anlagen K2 bis K4 beschriebenen Gegenstanden fehlen jeweils die
Merkmale, dal’3 rohrférmige, von einem Heiz- oder Kihlmedium durchstrombare
Leitungen vorliegen, die als flexible R6hrchen ausgebildet sind.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist offensichtlich gewerblich anwendbar.

Der Senat hat auch angesichts der Erklarung der Klagerin in der mindlichen Ver-
handlung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei in der Praxis nhoch nie verwirklicht
worden, diesbeziiglich keine Zweifel.

3. Die Raumdecke nach Anspruch 1 beruht auch auf erfinderischer Téatigkeit.

a) Nachstkommender Stand der Technik ist die DE-OS 35 46 406 (D1).
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Diese Schrift vermochte aus sich heraus dem Fachmann keinen Hinweis in Rich-
tung auf das verbleibende unterschiedliche Merkmal 5 zu geben, "dal3 die rohr-
formigen Leitungen als flexible R6hrchen ausgebildet sind".

Das mattenférmige Stegdoppelband nach dieser Druckschrift mag uU nicht Gberall
den vollen, dh vollflachigen, Kontakt mit der Metalldecke haben. Bei einem
solchen Befund hatte der Fachmann zur Verbesserung des Warmeulbergangs je-
doch nicht den Wechsel von einem Stegdoppelband zu einer Anordnung von Ein-
zelréhrchen vollzogen, da ihm die Druckschrift D1 die von der Erfindung wegfih-
rende Anweisung gab, das Stegdoppelband zusatzlich von hinten oder oben an-
zudrtucken (s. Anspruch 3 und Sp 2 Zeilen 50 f). Wenn der Fachmann das in der
Entgegenhaltung gelehrte Andriicken der Matte an die Metallplatten nicht hatte
ubernehmen wollen, ware fur ihn statt dessen eine weitergehende Ausgestaltung
der Matte in Bezug auf ihnre Geometrie und ihr Material unter Beibehaltung ihres
geschlossenen Aufbaus zur Erzielung einer héheren Flexibilitat und somit eines

besseren Kontakts zur Metallplatte naheliegend gewesen.

b) Die durch das Streitpatent beanspruchte Metalldecke wurde dem Fachmann am
Prioritatstag auch bei zuséatzlicher Einbeziehung des Ubrigen Stands der Technik
nicht nahegelegt.

aa) Die DE-AS 1 033 878 (DO0) offenbart eine Deckenstrahlungsheizung mit eiser-
nen oder kupfernen starren Rohren (Sp 3 Zeile 2). Auch die Angabe "Heizrohre in
Registerform™” in Sp 2 Zeile 26 spricht gegen flexible Rohre. Heizrohre in Regi-
sterform stellen eine flachige, starre Anordnung zusammengeschweil3ter oder -
gelbteter, im wesentlichen fur sich schon starrer Rohre dar (vgl. die strichlierte
Darstellung in Fig 3 und 4). Die von der Klagerin hervorgehobene Angabe der
Verwendung von Rohren aus dunnwandigem Kupferrohr an Stelle eiserner
Heizrohre in Sp 3 Zeile 1 der Entgegenhaltung ist nur im Zusammenhang mit der
unmittelbar nachfolgend in Zeilen 2 f. erwdhnten Verringerung der Bauhdhe der
Anordnung zu sehen. Der unbefangene Fachmann bekam daher durch die Offen-
barung der Schrift keine Anregung, die dinnwandigen Kupferrohre anders anzu-
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ordnen und anzubringen oder zu verlegen als in Sp 2 Abs 2 dieser Entgegen-
haltung fur eiserne Rohre angegeben, namlich als starres Rohrregister aufzu-
hangen und anschlielend - nach Anbringung der Warmeleitbleche - das ganze
Rohrregister auf diese abzusenken. Somit vermochte die Schrift auch nicht zu der
Verwendung flexiblen Kupferrohrs und in einem weiteren Schritt zu der bean-

spruchten Verwendung flexibler Réhrchen zu fuhren.

bb) In der DE-PS 31 24 048 (D3) wird die Verwendung von rohrférmigen Leitun-
gen als flexiblen Réhrchen nur in Verbindung mit deren Einbettung in Estrich oder
Putz gelehrt. Die Argumentation, die Druckschrift lege es nahe, obiges Merkmal
auf den Gegenstand der DE-AS 1 033 878 (D0) zu ubertragen, entstammt einer
ex-post Betrachtung. Denn in der DE-PS 31 24 048 steht zum einen die Fixierung
der Rohrchen in Estrich oder Putz und zum anderen der Warmeubergang uber die
gesamte Rohrchenoberflache in den Estrich oder Putz im Vordergrund (vgl. ua
Sp 3 Z 23 bis 28 der Entgegenhaltung). Eine Anregung, bei diesem Rohrleitungs-
system bei Einsatz in einer Deckenheizungs- oder Kuhleinrichtung die Einbettung
der Rohrchen aufzugeben und diese lose aufliegend zu verlegen, konnte die

Druckschrift nicht vermitteln.

c) Die Anlagen K2 bis K4 liegen weiter ab und vermdgen ebenfalls nicht zum Pa-
tentgegenstand zu fihren. Sie wurden in der miundlichen Verhandlung von der

Klagerin auch nicht mehr aufgegriffen.

4. Die Unteranspriche 2 bis 11, die unmittelbar oder mittelbar auf Patentan-

spruch 1 zurtickbezogen sind, haben mit diesem Bestand.
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V.

Der hilfsweise gestellte Antrag der Klagerin, ein Gutachten eines Sachverstandi-

gen einzuholen, wird zurtickgewiesen.

Die beantragte Beweiserhebung ist weder von Rechts wegen (8 87 Abs. 1 Satz 2
PatG) noch in der Sache geboten. Uber Kapillarrhrchen, die auf einer Metall-
decke lose aufliegen, kann eine bestimmte Warmemenge pro Flacheneinheit auf
die Metalldecke Ubertragen werden. Fir die Beurteilung der Patentfahigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents ist nicht von Belang, wie grol3
diese Warmemenge genau ist und durch welche Mel3verfahren sie nachweisbar

ist. Gleiches gilt im Hinblick auf die Ausflihrbarkeit der patentierten Erfindung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit
8 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus
§ 99 Abs 1 PatG und § 709 Satz 1 ZPO.

Sedemund-Treiber Dr. Barton Dr. Frowein lhsen Dr. Hacker

pro



